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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 4915 del 26 de febrero de 2007, la
Superintendencia de Industria y Comercio, negé privilegio de patente de invencién a
la creacion denominada: “PROCESO PARA LA FIJACION DE SIGNOS DE
IDENTIFICACION POLIMERICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES
FORMAS”".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de abril de 2007,
bajo el nimero 01 108448 00017 0000, el doctor Carlos R Olarte, en su calidad de
apoderado del sefior Gustavo Davila Camargo, interpuso recurso de reposicion
contra la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revoque
la resolucion recurrida y, en su lugar “se emita un examen de fondo segun el Articulo
45 de la Decision 486, sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud
(solicitud modificada), con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento
de los requisitos de patentabilidad...”

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamenté,
de la siguiente manera:

Senala el recurrente que difiere del analisis expuesto por el Despacho para desvirtuar
los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud y agrega que en ia
contestacion al Oficio 9409 se respondid a la objecién oficial “explicando las razones
por las cuales se habia inciuido detalles sobre estas caracteristicas complementarias
que el Examinador utiliza como fundamento para descartar la solicitud modificada,
con el pretexto de que esta contieneé una ampliacién del material inicialmente
divulgado. Nuevamente me permito reiterar que los detalles que el Examinador cita
como base para sus objeciones {mencion de microprismas, etc.) han sido incluidos
dentro del capitulo descriptivo, y ng dentro de las reivindicaciones, con la Gnica
finalidad introducir al lector de manera amplia en_lo_existente en el estado de la
técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en fa solicitud original. No es
claro por qué el Examinador insiste en presentar practicamente las mismas
objeciones, ya que en la contestacion al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le
aclaré que la mayoria de las caracteristicas objetadas por el examinador podian ser
removidas sin afectar el objeto de la invencién, v de hecho algunas ya fueron

removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial anterior. A pesar de

haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el
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cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la
materia que considerara debia ser removida (para que mi representado y yo
pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente
resolucion el Examinador simpiemente presenta los mismos argumentos, sin darse
cuenta que caracteristicas como /a inversion del molde y los colores de la cinta
reflectiva, habian sido removidos de la solicitud modificada. Lo anterior pone en
duda si el examinador realmente se esta tomando la tarea de revisar las aclaraciones
presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud.

“Teniendo en cuenta que: i. El examinador ha reconocido gue la solicitud modificada
es clara (ver punto 3.A del primer examen de fondo, Oficio No 1037); ii. que la
mayoria de las caracteristicas que seglin el Examinador comprenden una ampliacién
a lo inicialmente divuigado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron
removidas) sin afectar de forma alguna e! objeto de la presente invencion, v iii. que
las Unicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su andlisis de nivel
inventivo fueron aclaradas en el punto 1 de la contestacion al segundo examen
(Oficio No 9404}, y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales
para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las objeciones presentadas por
el Despacho carecen de validez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar
tener en cuenta la solicitud modificada en su analisis.

“En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera
respetuosa presentar argumentos concretos {para cada numeral) que desvirtlien las
aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1.a- de la contestacion al Oficio anterior
(Oficio No 9404), las cuales son las siguientes:

‘- en la solicitud presentada originaimente no se habia hecho mencién de
microprismas ni- del hecho de gue estos deberian ubicarse hacia abajo.
(Subrayado y negrilla mios.) Ante esto me permito reconocer que, si bien es cierto
que esto no habia sido mencionado en la solicitud original, la inclusién de este detalle
simplemente pretende explicar de manera mas clara una caracteristica inherente a la
cinta reflectiva utilizada en esta invencién. Por lo tanto no se esta reclamando
proteccion sobre este detalle adicionado, y en caso de ser necesario puede ser
removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de la invencién.

“ii- ‘Tampoco se habia divulgado inicialmente que el electrodo tiene grabados
en forma de simbolo, letra, u otros; en_alto y bajo relieve. No se habia
mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabricaciéon, como la
electroerosion. En general, la divulgacién no tenia mayor detalle sobre los
electrodos.’ (Subrayado y negrilla mios.) En cuanto a la naturaleza de los electrodos
y la mencioén de su posible método de fabricacion (e.g., por medio de electroerosion),
me pemmito aclarar que las caracteristicas del electrodo (tales como su método de
fabricacion) hacen parte de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por
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lo tanto en ningin momento se pretende reclamar proteccion sobre estas
caracteristicas del electrodo. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el
Examinador, en el capitulo descriptivo y en la reivindicacion 2 de las solicitudes No
01.108.446 y No 01.108.450, se hace mencién explicita de la naturaleza de los
electrodos vy de los grabados que estos presentan, como se puede ver a
continuacion: ...) dicho electrodo de un solo cuerpo puede ser de aluminio, bronce,
zinc o aleacién similar y puede presentar una, dos o tres secciones de las cuales
una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o estriadas, y las restantes lisas (...)
‘[Reivindicacion] 2 {...) caracterizado porque: el electrodo es de un solo cuerpo y
puede presentar una, dos o tres secciones grabadas, grafiladas o estriadas(...)'...
Adicionalmente, en la tabla | de cualquiera de las solicitudes No 01.108.446 y No
01.108.450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo tenga por lo
menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estriadas. Al observar {as
configuraciones presentadas en la tabla |, es evidente la presencia de grabados en
forma de simbolo, fetra u otros. Lo que tal vez no salta a la vista es la posibilidad de
que estos sean en alfo o bajo relieve, por lo cual se especificé de esta forma en el
texto de la solicitud modificada que fue presentada como respuesta al examen
anterior. A continuacién se presenta una configuracion tomada de la Tabla | de la
solicitud No 01.108.450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia de
grabados en el electrodo... Ver diagrama folio 256.

“Cabe recordar que el electrodo si fue mencionado en las reivindicaciones de las
solicitudes originales (Reivindicacion 2), por lo que considero que es pertinente tener
en cuenta las explicaciones incluidas en el capitulo descriptivo, referentes a la
naturaleza de este [el electrodo]. Por ultimo, se han incluido las figuras 1 a 15 de las
solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, ya que en estas se evidencia con mayor
claridad las letras, nimeros, etc., que quedan grabadas por los electrodos, como se
explica en mayor detalle mas adelante, en el ptinto 1.b- del presente memorial.

“ii~ ‘No_se habia mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse
mejor al area del material reflectivo’... Ante esto me permito resaltar que lo que se

menciond en la solicitud modificada fue exactamente lo siguiente ‘Los selfos se
elaboran uno al lado del ofro para no desperdiciar material, y se puede invertir el
molde si se desea para acomodarse mejor al drea del material reflectivo’. (Lineas 14-
16, Pg. 8, Subrayado mio). De lo anterior, es claro que simplemente se esta
describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de
ninguna forma pretende reclamar proteccion sobre este detalle, que en caso de ser
necesario, también puede ser omitido del capitulo descriptivo sin afectar de forma
alguna el objeto de la invencién. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a
este memorial (Oficio No. 9404) ha omitido este detalle.

“iv- ‘No se habia divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva.” Ante
esto me permito reconocer que efectivamente no se habia mencionado nada sobre
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los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento original se
omitié por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas
cintas son bastante conocidos en el estado de |la técnica. Nuevamente, me permito
recordarle al Examinador que esta caracteristica fue mencionada en el capitulo
descriptivo de ia solicitud modificada con el fin de presentar una descripcion mas
completa de lo comprendido en el estado de la técnica, y por lo tanto puede ser
omitida en caso de ser necesario, sin_afectar de forma alguna el objeto de la
invencion. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial ha
omitido este detalle”.

Agrega el recurrente “En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le
solicitito de manera respetucsa presentar argumentos concretos (para cada numeral)
que desvirtien las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1.b de la
contestacion al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: ‘Ante
la objecion, me permito respetuosamente manifestarle al Examinador que tal como
se explicéd en el punto 1.b- del memorial anterior, 1a solicitud modificada ha fusionado
las solicitudes divisionales No 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450, en un solo
documento, vy ios dibujos corresponden a los presentados originaimente en estas
solicitudes. Por lo anterior, es de esperarse que si se comparan los dibujos de la
solicitud modificada Gnicamente con los de la solicitud original No 01.108.448, puede
parecer que existe una ampliacion de lo originalmente divulgado. Sin embargo, al
compararlo con los dibujos presentados en los 3 divisionales mencionados, es
evidente que simplemente constituyen una renumeracion de lo presentado
originalmente en estos documentos. Las letras, numeros, dibujos, logos, etc., que
quedan grabados por los electrodos con sobre relieve se pueden ver claramente en
las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01.108.446, en las figuras 1 a 15 de la solicitud
No 01.108.450, y en las configuraciones 15 a 62 de la Tabla | en la solicitud
modificada, las cuales corresponden a las configuraciones 1 a 34 de la solicitud No
01.108.446 (renumeradas en la tabla | de la solicitud modificadadela15ala48)ya
las configuraciones 1 a 14 de la solicitud No 01.108.450 {(renumeradas en la tabla |
de la solicitud modificada de la 49 a la 62). En la solicitud modificada no se
incluyeron las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01.108.446 y No 01.108.450, ya que
se considerd que con las aclaraciones presentadas en el capitulo descriptivo, al igual
que en el memorial anterior, era suficiente para entender los resultados que estas
ilustraban al combinar las configuraciones presentadas enla Tabla |, con las figuras 1
a 15 de la solicitud No 01.108.448. Sin embargo, con el fin de evitar posibles mal-
interpretaciones, se han incluido en la solicitud adjunta a este memorial [contestacién
al Oficio No 9404] las figuras faltante, remuneradas de la 16 a la 45. La siguiente
tabla presenta de manera general la equivalencia entre las configuraciones y figuras
de las divisionales originales, y la solicitud modificada.’ ... ver Tabla | a folio 259

Reitera el recurrente que “el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar
las aclaraciones presentadas en la contestacion al Oficio anterior, ya que vuelve a
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plantear practicamente la misma objecidn, sin presentar ningiin argumento puntual
que desvirtle las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto
1l.c- de la contestacidn al Oficio No 9404). En este caso, el Examinador simplemente
ha hecho enfasis en que se ha introducido material nuevo en las reivindicaciones,
‘especificamente sobre los simbolos grabados en las secciones del electrodo’, lo cual
se aclard particularmente en el punto 1.a-ii- de la contestacion al Oficio anterior
(Oficio No 9404), inclusive con ayuda de la llustracion 1, de la siguiente manera: ‘(...)
contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capitulo descriptivo y en la
reivindicacién 2 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.405, se hace mencion
explicita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos

presentan(...)...”

En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, reitera el recurrente que
‘el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido
material nuevo en estas (ver texto subrayado en el punto 1.c del presente memorial
[contestacion al Oficio No 9404]), sin dar mayor explicacion de por qué ha llegado.a
esta conclusion. Respetuosamente me permito aclarar que al revisar
cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud modificada, y compararlas con las
de las solicitudes originales, es evidente que dichas reivindicaciones [en e | nuevo
capitulo_reivindicatorio] simplemente han sido reagrupadas (junto con algunas
modificaciones de redaccidn resaitadas en letra itlica), para ser equivalentes a lo
inicialmente divulgado, vy _al mismo_tiempo hacer parte de un solo capitulo
reivindicatorio modificado...” Ver tabla a folio 260.

“La reivindicacion 1 es igual en las 3 divisionales originales. En la solicitud
modificada, se han removido los detalles de los procesos convencionales de fijacién
conocidos en el estado de la técnica, tales como temperatura y tiempos de
enfriamiento (en los puntos c- y d- de la Reivindicacion 1), debido a que, como fue
manifestado en la respuesta al examen anterior {Oficio No 1037), se reconoci6 que
dichos datos no eran relevantes para el objeto de la invencion. Esto fue reiterado de
la siguiente manera en el punto 2.n- del memorial anterior (Oficio No 1037), ante la
objecion aclarada en este numeral: ...

“En el paso b- de Ia solicitud modificada se ha especificado que la elaboracion del
signo de identificacion se hace a partir de seleccionar un electrodo o moide metélico,
que es el que le dara la forma al material cuando sea sellado. En la solicitud original
no se hablaba de la seleccidn del electrodo sino directamente de la elaboracion del
signo seleccionado de letras, nimeros, efc..., ya que se asumié que era obvio el
medio por el cual se obtendria la forma en el material seleccionado. En el punto 2.p-
memorial anterior (Oficio No 1037) se reconoce que la mencion del electrodo en la
reivindicacion independiente aportaba mayor claridad, por lo que fue incluido segan lo
sugerido por el Examinador. En el punto a- de la Reivindicacion 1 también es
esencialmente el mismo en todas las solicitudes (es decir, la modificada y las 3
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divisionales originales).

‘Las reivindicaciones 2, 3 y 4 en el capitulo reivindicatorio modificado, son
equivalentes a la segunda reivindicacién en cada una de las 3 divisionales originales.
En este caso, cada divisional presenta diferencias en la segunda reivindicacion.

“Las Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capitulo reivindicatorio modificado son
equivalentes a la Reivindicacion 3 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es
igual en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso simplemente se han dividido
el primer, el segundo y el cuarto punto’de la Reivindicacion 3 original (indicado en
esta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, y 7) dependientes de las 3 anteriores
(lo que seria equivalente a la dependencia entre la Reivindicacion 3 y la 2 en las
solicitudes originaies).

“Las reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente equivalentes ala 4 y 5 de cualquiera
de las 3 divisionales originales (es decir, estas son respectivamente iguales en
cualquiera de las 3 divisionales). En este caso se ha hecho practicamente una
transcripcién, junto con algin cambio menor introducido con el fin de facilitar su
interpretacion. Sin embargo, en el capitulo reivindicatorio modificado que se adjunta
a este memorial se ha modificado nuevamente la Reivindicacién 9 para hacerla
dependiente de la 8, de manera analoga a lo que ocurren con la dependencia entre
la Reivindicacidn 5 y la 4 en las solicitudes originales.”

Concluye en esta parte el recurrente sefialando que “es evidente que las razones por
las cuales el Examinador considera que las modificaciones presentadas amplian la
materia inicialmente divulgada carecen de fundamento. Por lo tanto, antes de
presentar este tipo de afirmaciones sin un fundamento valido que las sustente,
solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos
concretos (para cada numeral) que desvirtien las aclaraciones presentadas a lo largo
del punto 1.a, 1.b y 1.c de la contestacion al Oficio anterior (Oficio No 9404).

Con relacién a la no procedencia de la fusién del material reclamado en las
solicitudes 01-108446 y 01-108450, considera el recurrente que “No es claro qué
hasta ahora el Examinador decide presentar objeciones la fusién de las solicitudes
divisionales mencionadas, teniendo en cuanta lo siguiente:

“i- la aclaracion presentada en el punto 1.b de la contestacion al primer examen de
fondo (Oficio No 1037): ...

“ii- las aclaraciones presentadas en el punto 1.c-ii- de la contestacién al segundo
examen de fondo (Oficio No 9404), en donde se explica de manera detallada
(inclusive por medio de una tabla comparativa) el reagrupamiento y equivalencia de
las reivindicaciones en las divisionales originales, y
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“iii- la reunion sostenida con Alix Carmenza Céspedes de Vergel (Jefe de la Divisién
de Nuevas Creaciones) anterior a la contestacién del primer examen de fondo (Oficio
No 1037) en la cual se acordd que era innecesario continuar con el trémite de las
solicitudes divisionales de manera individual, y por lo tanto se continuaria con el
procedimiento, fusionando las tres divisionales en una sola solicitud.

“En vista de lo anterior, es evidente que dicha objecién simplemente constituye otro
Pretexto que sdlo se trae al caso hasta.ahora con el fin de rechazar la fusion de las
solicitudes que cumplen con lo permitido por el Articulo 37 de la Decisién 486, por
contener un mismo concepto inventivo. Dichas solicitudes divisionales solamente
presentan variaciones minimas como se puede evidenciar a partir de la siguiente
tabla...” ver folio 264.

Continda el recurrente: “El examinador nuevamente ha citado la anterioridad No
388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestacién al Oficio
No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir
nuevamente que la Unica diferencia con la anterioridad citada son /os detalles de
temperatura y tiempo divulgados en la solicitud original. Sin embargo, en este caso
resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y
concluir que un técnico medio en la materia habria derivado de manera evidente el
resultado de la presente invencién... Antes que nada, cabe reiterar que las
objeciones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original, mas no sobre la
solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de tiempo y temperatura, al
reconocer a lo largo de las contestaciones a los examenes anteriores (Oficio No 1037
y Oficio No 9408) que dicha informacion no es relevante para el objeto de la solicitud.
En cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma objecion
presentada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e insiste en reafirmar
su posicion, a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestacién a dicho
Oficio, en donde se reiteraba, entre otras cosas, que los datos de tiempo y
temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habian sido
removidos de la solicitud modificada. Particularmente se presentd el siguiente
argumento en el punto 2.b- (del oficio No 9404), que ha sido ignorado por el
Examinador, ya que en ninguna parte de la resolucién impugnada fue objetado de
manera puntuai: ... ver folio 266

“Lo anterior evidencia una vez méas que el Examinador parece no haberse tomado la
tarea de revisar la contestacion a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear
nuevamente la misma objecién. Adicionalmente en la contestacién al primer examen
(Oficio No 1037) se mencionaron de manera explicita las diferencias con la
anterioridad D1 citada por el Examinador, pero de igual forma en ninguna parte de los
Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones
puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones.
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“Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el examinador esta comparando
la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual constituye un analisis fabricado para
opacar los meritos de la presente invencion, ya que dicha solicitud [original] fue
modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se
pretendia divulgar, y por lo tanto podia presentar malentendidos como los que el
Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus objeciones. A pesar de las
modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera
detallada en las contestaciones a los dos examenes anteriores (Oficio No 1037 y
Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posicién sin presentar
objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones. Por lo tanto solicito
de manera respetuosa al Despacho emitir un analisis de nivel inventivo, teniendo en
cuanta las modificaciones presentadas sobre la solicitud original, en vez de insistir en
comparar la anterioridad con la solicitud original, que por obvias razones de claridad,
presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados
desfavorables sobre la presente invencion”.

Una vez mas con relacién a la evaluacion del nivel inventivo que hace la Oficina
manifiesta el recurrente que dicho analisis “no solo se basa en comparar la
anterioridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redaccién, sino que
ademas constituye simplemente una enumeracion de las similitudes entre |a solicitud
original, con la anterioridad citada por el Examinador (D1). Afortunadamente, listar
las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una
invencién y catalogarla como obvia para una persona versada en la materia, pues si
fuese asi se estarian ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta
sobre lo conocido en el estado de la técnica. Como se mencioné en la contestacién
al segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga
una solucion inexistente en el estado de la técnica, cuya combinacion particular de
elementos y procesamiento especifico'no estaba sugerida de antemano. No fue
hasta que mi representado experimenté con diferentes combinaciones de
materiales, arquitecturas y parametros que logré proporcionar una solucion
efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los
que presentaba la anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara
en el punto 2.a- del primer examen {Oficio No. 1037). Por lo tanto, al tener en
cuenta las ventajas proporcionadas por la presente invencion uno logra apreciar la
solucién técnica significativa que no es evidente para una persona versada en la
materia, a partir de lo conocido en el estado de la técnica. Cabe recordar que dichas
ventajas fueron mencionadas a lo largo de la solicitud modificada, al igual que en las
contestaciones a los exdmenes anteriores, particularmente en los puntos 2.a, b-, c-d-
¥y g- de la contestacion al primer examen (Oficio No 1037) donde se aclaré de manera
muy detallada las ventajas que presenta la presente invencién sobre el estado de la
técnica, y en particular sobre la anterioridad citada por el Examinador. Sin embargo,
el examinador ha reestablecido las mismas objeciones, escudandose tras el
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pretexto de que la solicitud contiene una ampliacion del material divulgado en
la solicitud original, para asi poder omitir en su analisis el contenido de la
solicitud modificada. Adicionalmente, a pesar de que la claridad de dicha solicitud
modificada fue reconocida por el Despacho (“La descripcion de los folios 129 a 145
es clara pero por haber introducido materia nueva no se tomo en cuenta.” Punto 3.A
del Oficio No 8409), el Examinador no ha querido tener en cuenta las aclaraciones
presentadas en ninguna-de las contestaciones a los exdmenes anteriores (Oficio No
1037 y Oficio No 9404), o por lo menos asi lo demuestra al no haberse tomado la
tarea de responder de manera puntua! a cada una de las aclaraciones presentadas
en dichas contestaciones, inclusive después de haberle solicitado de manera explicita
un analisis elaborado que justificara la razon por la cual decide descartar a primera
vista mis aclaraciones”.

Aclara el recurrente que “la fusion de las solicitudes fue manifestada de manera
explicita en la contestacion al primer examen de fondo (Oficio No 1037), (“(...) segun
lo permite el Articulo 37 de la Decision 486, se han FUSIONADOQO en un solo
documento las solicitudes No 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450. Lo anterior
debido a que no _se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un
unico_concepto inventivo. (...)"). La interpretacion equivoca por parte del
Examinador en cuanto a la Fusién de las solicitudes mencionadas ha sido aclarada
de manera detallada en el punto 3.5. de la presente resolucién. Adicionalmente, en
la contestacion al segundo examen (Oficio No 9404) se reconoce que el material de
las solicitudes divisionales 01.108.446 y 01.108.450 no hacia parte de la solicitud
modificada, y se explica de manera puntual las pequefias variaciones entre dichas
solicitudes (e.g., ver tabla en el punto 3.5 del presente memorial). Lo anterior se hizo
previamente con el fin de evitar este tipo de malentendidos, los cuales el Examinador
insiste en traer al caso para fundamentar sus objeciones y reafirmar su posicién.

“La mencion de la mejora en la nitidez fue presentada en la contestacién al primer
examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por la presente invencién
(ver punto 2.a- del Oficio No 1037). Sin embargo, contrario a lo afirmado por el
Examinador, dichas aclaraciones no corresponden a una ampliacién en el material
originaimente divulgado, ya que en dicha contestacion (respuesta al Oficio No 1037)
se explicd de manera detallada las diferencias y razones que sustentaban el
argumento objetado por el Examinador, inclusive comparando muestras fisicas que
evidencian claramente las desventajas existentes en un simbolo elaborado con la
tecnologia conocida en el estado de la técnica.

“Esta afirmacion carece de fundamento, ya que la seleccion de los electrodos y otros
detalles referentes a éstos, de hecho hacen parte de las solicitudes originales, tal
como han sido aclarado de manera detallada a lo lardo de los puntos 3.1.¢-y 3.2. dei
presente recurso.
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“Con esta afirmacion el Examinador evidencia nuevamente su interpretacién
equivoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del ‘clear por
material refiectivo no logra mejorar por si solo la nitidez en los bordes del simbolo, ya
que esta [nitidez] depende también del sellado realizado. En todo caso, esto es
simplemente una de las mejoras de la presente invencion sobre el estado de la
técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas en la solicitud modificada,
al igual que en las contestaciones a los examenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio
No 9404).

“Por ultimo, con esta objecién se evidencia una vez mas que el Examinador parece
no haberse tomado la tarea de revisar la contestacion a dicho examen (Oficio No
9404) antes de plantear nuevamente la misma objecion. Mantengo mi posicion en
que la afirmacion presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo
aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los exdmenes anteriores (Oficio
No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3.6.b- del presente
recurso, en el cual se explic6 de manera detallada que los datos de tiempo y
temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habian
sido removidos de la solicitud modificada. Es tan simplista la conclusion
presentada por el Examinador, que en ninguna parte de los Oficios emitidos por el
Despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten
desvirtuar mis aclaraciones, con lo cual pone en duda sirealmente esta teniendo en
cuenta mis aclaraciones.

“Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente memorial, es evidente que
las razones presentadas por el Examinador para omitir en su analisis la solicitud
modificada adjunta en la contestacion anterior se fundamentan en interpretaciones
equivocas de lo divulgado en ella, y de la falta de atencién a mis aclaraciones (ver
numerales del punto 3 en el presente recurso). En virtud de los anteriores
argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posicidén y
proseguir a emitir la evaluacion de patentabilidad para la solicitud modificada de la
presente invencidn. En caso de mantener nuevamente su posicién, solicito de
manera respetuosa un analisis con objeciones puntuales a las aclaraciones
presentadas a lo largo de este recurso, particularmente en los numerales del punto
3.1 a 3.7., de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 13.1 b) del Manual Andino de
Patentes. De manera similar, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo 14.2,
numeral 4) del Manual Andino de Patentes, y en el Articulo 48 de la Decision 486,
solicito que por 1o menos se proceda a la concesion parcial de la solicitud, en
particular sobre las Reivindicaciones 5, 6, y 7 del ultimo Capitulo Reivindicatorio
sometidos a consideracion del Despacho”.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:
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NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina.
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industria!”.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia nise
hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un proceso para la fijacion
o aplicacion de signos de identificacién poliméricos sobre un sustrato caracterizado
porque comprende las siguientes etapas: a) seleccion del sustrato que puede ser una
prenda polimérica, de algodén o mezclas de las mismas; b) elaboracién del signo de
identificacién, seleccionado de letras, nimeros, simbolos, logos, escudos, embiemas,
etc. o sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro
de polivinilo u otro polimero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso,
recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijacion del signo o figura
del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia,
radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas analogos, que permiten la unién integral
entre las multiples capas del signo de identificacién con la superficie del sustrato,
conformandose un selio liso a la temperatura de fusién de las capas poliméricas
comprendida en un rango de 120° C a 150°C. d) una vez alcanzada la temperatura
el tiempo de sellado para la fijacion del signo de identificacion estd en unrangode 5
a 9 segundos de exposicién; e) terminado el tiempo de exposicidn se invierte el
proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un periodo de
tiempo de 7 segundos.

Para impugnar la decisién de negar argumenta el memorialista que difiere del analisis
expuesto por el Despacho para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la
presente solicitud y agrega que en la contestacién al Oficio 9409 se respondi6 a la
objecion oficial “explicando las razones por las cuales se habia incluido detalles sobre
estas caracteristicas complementarias que el Examinador utiliza como fundamento
para descartar la solicitud modificada, con el pretexto de que esta contiene una
ampliaciéon del material inicialmente divulgado. Nuevamente me permito reiterar que
los detalles que el Examinador cita como base para sus objeciones (mencién de
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microprismas, etc.) han sido incluidos dentro del capitulo descriptivo, y ho dentro de
las reivindicaciones, con la Unica finalidad introducir al lector de manera amplia en lo
existente en el estado de la técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en la
solicitud original. No es claro por qué el Examinador insiste en presentar
practicamente las mismas objeciones, ya que en la contestacion al Oficio
mencionado (Oficio No .9404) se le aclaré que la_mayoria de las caracteristicas
objetadas por el examinador podian ser removidas sin afectar el objeto de Ia
invencion, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada
adjunta_al memorial anterior. A pesar de haberle solicitado formalmente al
Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificara de manera
puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debia ser
removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las
modificaciones pertinentes), en la presente resoluciéon el Examinador simplemente
presenta los mismos argumentos, sin darse cuenta que caracteristicas como /a
inversién del molde y los colores de 1a cinta reflectiva, habian sido removidos
de la solicitud modificada. Lo anterior pone en duda si el examinador realmente se
esta tomando |a tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con
las modificaciones en la solicitud”.

En respuesta a este argumento la Oficina considera, tal como se explico al
solicitante, que toda aquelia informacion adicionada a la solicitud después de la
divulgacién inicial, ya sea a la descripcidon o a las reivindicaciones, constituye
ampliacidn de la materia a proteger, por lo tanto no se adecta a lo previsto en el
articulo 34 de la Decision 486 con relacion a la modificacion de la solicitud. Por otra
parte, el memorialista debe entender que no bastaba retirar “algunas” de las
caracteristicas adicionadas como materia nueva a la solicitud sino que se debian
retirar TODAS las caracteristicas adicionadas como materia nueva a la divulgacion
inicial. ’

Agrega el memorialista: “Teniendo en cuenta que: i- el Examinador ha reconocido
que la solicitud modificada es clara (ver punto 3.A del primer examen de fondo, Oficio
No 1037), ii- que la mayoria de las caracteristicas que segin el Examinador
comprenden una ampliacion a lo inicialmente divulgado pueden ser removidas (y de
hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la
presente invencion, y iii- que las Unicas objeciones presentadas para evitar
considerarla en su analisis de nive! inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 dela
contestacion al segundo examen (Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se
presentaron objeciones puntuales para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente
que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y constituyen
nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su
analisis.”

Al respecto se recuerda lo previsto en el articulo 45 de la decisién 486 de la Comision
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de la Comunidad Andina, asi: “Si la oficina nacional competente encontrara que la
invencion no es patentable o que no cumpie con alguno de los requisitos establecidos
en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante... Si el
solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o sia pesarde
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.”

En este caso se informé en su debido momento que se habia introducido materia
nueva con relacién a la divulgacion hecha originalmente por el solicitante a lo cual el
solicitante hizo caso omiso. El memorialista afirma que la mayoria de las
caracteristicas que constituyen una ampliacion a lo inicialmente divulgado “pueden
ser removidas”, sin embargo, como ya se dijo, toda ampliacidon debio ser retirada para
lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo este precisamente el momento
para hacerlo. Por lo tanto, no se dio respuesta adecuada al requerimiento y, en
consecuencia, el examen se realizd sobre la materia inicialmente presentada.

Cabe aclarar gue el requerimiento que esta Oficina hizo al solicitante en cumplimiento
del articulo 45 de la Decision 486, se hizo mediante Oficio 9409. En este Oficio se
pone en conocimiento del solicitante el hecho de haber incluido materia nueva en
comparacion con la que se habia divulgado inicialmente. En su respuesta, en el
punto 1, el solicitante no acepta la posicién de esta Oficina y se limita a justificar la
ampliacion del objeto inicial con materia nueva indicando que lo expuesto ya
pertenecia al estado de la técnica. No obstante, esto no es evidente de la lectura del
texto porque no se citan los autores ni ias fuentes bibliograficas que indiquen que
esto ya pertenecia al estado de la técnica, ni tampoco se hace salvedad expresa en
el texto de la descripcion sobre las partes que pertenecen al estado de la técnica.
Como es bien sabido, tratandose de patentes, la descripcién se usa para sustentar
las reivindicaciones. De aceptar materia nueva en [a descripcion, que no habia sido
mencionada en el momento de la presentacion y sin la salvedad clara y expresa
sobre su pertenencia al estado del arte, esta materia nueva siempre podia usarse
después para ampliar el alcance de las reivindicaciones también.

Agrega el memorialista “En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario,
le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada
numeral) que desvirtien las aclaraciones presentadas a lo largo del punto la- de la
contestacién al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: ‘i-enla
solicitud presentada originalmente no se habia hecho mencion de microprismas ni del
hecho de que éstos deberian ubicarse hacia abajo.'... Ante esto me permito
reconocer que, si bien es cierto que esto no habia sido mencionado en ia solicitud
original, la inclusién de este detalle simplemente pretende explicar de manera mas
clara una caracteristica inherente a la cinta reflectiva utilizada en esta invencion. Por
10 tantc no se esta reclamando proteccion sobre éste detalle adicionado, y en caso de
ser necesario puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de
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la invencién.” Con respecto a este punto se reitera lo dicho en el sentido que toda
ampliacién debié ser retirada para lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo
este precisamente el momento para hacerlo, de manera que no se dio una respuesta
acorde con lo indicado por la Oficina, por lo que procedio6 esta a realizar el examen
definitivo considerando la materia inicialmente presentada. Porlo demas, en eltexto
de la descripcion relacionada con la nueva materia incluida no es posible reconocer
qué consideraba el solicitante materia de su autoria y cual materia era tomada del
estado del arte.

Prosigue el recurrente: “ii- Tampoco se habia divulgado inicialmente que el electrodo
tiene grabados en forma de simbolo, letra u otros: en alto y bajo relieve. No se habia
mencionado la naturaleza de! electrodo ni su método de fabricacién, como la
electroerosion. En general, la divulgacion no tenia mayor detalle sobre los
electrodos.'... En cuanto a la naturaleza de los electrodos y la mencién de su posible
método de fabricacion (e.g., por medio de electroerosion), me permito aclarar que las
caracteristicas del electrodo (tales como su método de fabricacion) hacen parte de lo
conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por lo tanto en ningun momento
se pretende reclamar proteccion sobre estas caracteristicas del electrodo. Sin
embargo, contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capitulo descriptivo y en
la reivindicacion 2 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, se hace
mencion explicita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos
presentan, como se puede ver a continuacion: ‘( ... ) dicho electrodo de un solo
cuerpo puede ser de aluminio, bronce, zinc o aleacién similar y puede presentar una,
dos o tres secciones de las cuales una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o
estriadas, y las restantes lisas ( ... )... ‘[Reivindicacion] 2. ( ... ) caracterizado porque:
el electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o tres secciones
grabadas, grafiladas o estriadas ( ... ).. Adicionaimente, en la tabla 1 de cualquiera
de las solicitudes No 01.108.446 y No (1.108.450, se menciona nuevamente la
posibilidad de que e! electrodo tenga por lo menos una de sus secciones grabadas,
grafiladas o estriadas. Al observar las configuraciones presentadas enlatabla1, es
evidente la presencia de grabados en forma de simbolo, letra u otros. Lo que tal vez
no salta a la vista es la posibilidad de que estos sean en alto o bajo relieve, por lo
cual se especificé de esta forma en el texto de la solicitud modificada que fue
presentada como respuesta al examen anterior. A continuacién se presenta una
configuracion tomada de la Tabla 1 de la solicitud No 01.108.450, en la cual se
evidencia de manera clara la presencia de grabados en el electrodo... ver ilustracion
A folio 256. Cabe recordar que el electrodo si fue mencionado en las
reivindicaciones de las solicitudes originales {Reivindicacién 2), por lo que considero
que es pertinente tener en cuenta las explicaciones incluidas en el capitulo
descriptivo, referentes a la naturaleza de éste [el electrodo]. Por titimo, se han
incluido ias figuras 1 a 15 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, ya que
en estas se evidencia con mayor claridad las letras, nUmeros, etc., que quedan
grabadas por los electrodos, como se explica en mayor detalle mas adelante, en el
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punto 1.b- del presente memorial.”

Con relacién a estas manifestaciones del recurrente se reitera que los datos de los
electrodos no aparecian en la solicitud, tal como fue presentada originalmente, y que
su posterior inclusién al texto de la descripcidén no estuvo acompafriada de la expresa
salvedad de su existencia en el estado del arte y menos de las fuentes bibliogréficas
en donde se diera reconocimiento a.sus autores, como lo exige la normativa
relacionada con derechos de autor. Ademas, el memorialista pretende minimizar el
hecho de que no se habia divulgado originaimente la circunstancia de que ef
electrodo fuera de alto o bajo relieve, cuando esta es una de las caracteristicas
fundamentales del método reivindicado.

Es preciso resaltar, por otra parte, que las solicitudes a que hace mencion el
recurrente (01-108450 y 01-108446) ya habian sido abandonadas cuando el
solicitante pidi6 la fusidn con la solicitud denegada en cuestion 01-108448. El
Despacho fue claro en la resolucion impugnada explicando que una vez concluido el
tramite para las mencionadas solicitudes abandonadas ya no era procedente solicitar
su fusidon. Ademads, el recurrente se contradice cuando, por un lado, aclara que los
electrodos pertenecian al estado de la técnica y, por el otro, dice que estos si eran
materia a proteger en las solicitudes abandonadas. Estas razones ya eran
suficientes para no reconocer la inclusibn de materia nueva a la solicitud
originalmente presentada, a io cual el solicitante hizo caso omiso.

Continla el memorialista: “iii- No se habia mencionado nada sobre invertir el molde
para acomodarse mejor al area del material reflectivo.'... Ante esto me permito
resaltar que lo que se menciond en la solicitud modificada fue exactamente lo
siguiente: 'Los sellos se elaboran uno al{ado del otro para no desperdiciar material, y
se puede invertir el molde si se desea para acomodarse mejor al area del material
reflectivo.’ (Lineas 14-16, Pg. 8,...). De lo anterior, es claro que simplemente se esta
describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de
ninguna forma pretende reclamar proteccién sobre este detalle, que en caso de ser
necesario, también puede ser omitido del capitulo descriptivo sin afectar de forma
alguna el objeto de la invencién. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta‘a
este memorial (Oficio No. 9404) ha omitido este detalle.” Al respecto se advierte que
aun si se omitié, ya se ha demostrado que se habia ampliado la divulgacion hecha al
inicio del trdmite y no es procedente reconocer la descripcion con materia nueva.

Prosigue el memorialista: “iv- No se habia divulgado nada sobre los colores de la
cinta reflectiva.’... Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se habia
mencionado nada sobre los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar
el documento original se omitio por considerar que era un detalle obvio, puesto que
los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica.
Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta caracteristica fue
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mencionada en el capitulo descriptivo de la solicitud modificada con el fin de
presentar una descripcion mas completa de lo comprendido en estado de la técnica,
y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesario, sin afectar de forma
alguna el objeto de la invencién. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a
este memorial ha omitido este detalle.” De igual manera cabe advertir gue aun si se
omitio, esta Oficina ya ha demostrado que se habia ampliado la divulgacion hecha al
inicio del tramite y no era procedente reconocer la descripcién con materia nueva,

Contintia el memorialista haciendo un recuento de lo manifestado por esta Oficina,
asi: “Asi mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decision los
dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegé el solicitante en los
folios 201 a 230 contienen caracteristicas que no estaban contempladas en la
solicitud original, como por ejemplo las letras, nimeros, dibujos, logos, etc., que
quedan grabados por los electrodos con sobre relieve... Nuevamente, el Despacho
parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la
contestacién al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear practicamente la misma
objecion, sin presentar ningun argumento puntual que desvirtie las aclaraciones
presentadas por mi parte (particularmente en el punto I.b- de la contestacién al Oficio
- No 9404)",

Al respecto se reitera que al responderse al requerimiento oficial no se presentaron ni
la descripcion ni un capitulo reivindicatorio en debida forma por parte del solicitante o
su apoderado, porque la legislacion es expresa al enunciar que “El solicitante de una
patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite.
La modificacion no podra implicar una ampliacién de la proteccion que
corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.” (Art. 34 de la
Decision 486). Cualquier materia nueva en la descripcion sin una referencia clara a
sus autores se considera como autoria del solicitante. Si el memorialista ahora
pretende demostrar que la materia que incluyé después de la divulgacion inicial no
era de la autoria del solicitante, éste debié haberlo expresado claramente. Antes de
solicitar la fusién, esta Superintendencia habia decidido ya discontinuar los tramites
de las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (del mismo solicitante de la presente
solicitud). En efecto, las mencionadas solicitudes de patente de invencion fueron
denegadas antes de la fecha en la que solicitdé la fusidn con esta solicitud (01-
108448) y se denegaron por no haberse contestado los requerimientos hechos por
esta oficina, luego, dichas solicitudes no podian seguir su tramite para fusionarse con
la solicitud en cuestion (01-108448) y por lo tanto, se repite, la materia en ellas
contenida no se podia tomar en consideracién.

Con relacién al sefalamiento oficial segun el cual: 'El capitulo reivindicatorio tomado
en cuenta para la presente decisidon comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en
los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del tramite, pues el capitulo de los
folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomo en cuenta porque se introdujo
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material nuevo diferente al reivindicado en el capitulo presentado con la solicitud
original. Especificamente sobre los simbolos grabados en las secciones del
electrodo.” Considera el recurrente que “Nuevamente, el Despacho parece no
haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en {a contestacion
al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear practicamente la misma objecién, sin
presentar ningn argumento puntual que desvirtde las aclaraciones presentadas por
mi parte (particularmente en el punto 1.c- de la contestacion al Oficio No 9404). En
~ este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasis en que se ha introducido
material nuevo en las reivindicaciones,...”

Al respecto se advierte que estas objeciones del memorialista se repiten porlo que es
del caso reiterar la no procedencia de una fusion de solicitudes denegadas. Ademas,
las caracteristicas de los electrodos que no se encontraron en la divulgacion inicial no
es posible incluirlas en una nueva descripcion so pena de constituir materia que
amplia la divulgacién inicial. Por lo anterior, debe decirse que no fue precisamente
esta Oficina la gue no revisé debidamente el material nuevo que se allegaba a |a
solicitud. En su oportunidad esta Oficina se expres6 claramente sobre la inclusion de
materia nueva y fue especifica al respecto, a lo gue no se atendié por parte del
solicitante.

Continua el memorialista: “En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo
contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para
cada numerat) que desvirtien las aclaraciones presentadas a lo largo del punto l.c-
de la contestacion al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: ‘ii-
En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, el Examinador
simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en
éstas..., sin dar mayor explicacion de por qué ha llegado a esta conclusion.
Respetuosamente me permito aclarar que al revisar cuidadosamente las
reivindicaciones de la solicitud modificada, y compararias con las de las solicitudes
originales, es evidente que dichas reivindicaciones (en el nuevo capitulo
reivindicatorio) simplemente han sido reagrupadas (junto con algunas modificaciones
de redaccion resaltadas en letra italica), para ser equivalentes a lo iniciaimente

divulgado, y al mismo tiempo hacer parte de un solo capitulo reivindicatorio
modificado...” : :

En respuesta a esta argumentacién, la entidad hace referencia nuevamente a la
improcedencia de tomar en consideracion las modificaciones que introdujo a la
solicitud, por incluir material que provenia de solicitudes denegadas y otro material,
que se expres® explicitamente en la resolucion impugnada. Ademas, existe
contradiccion al seialarse que “el Examinador simpiemente se ha limitado a
mencionar que se ha introducido material nuevo en éstas, sin dar mayor explicacion
de por qué ha llegado a esta conclusién” porque tanto en sus respuestas como en el
presente memorial ha empleado una gran parte de argumentacién tratando de
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demostrar gue el tema de microprismas, grabados en alto y bajo relieve y otros temas
habian sido incluidos con intenciones aclaratorias o traidos de solicitudes denegadas.
Luego, esta oficina si habia dado explicaciones suficientes sobre cual era el material
nuevo que ampliaba la divulgacion hecha originalmente.

Prosigue el memorialista “En el paso b- de la solicitud modificada se ha especificado
que la elaboracién del signo de identificacién se hace a partir de seleccionar un
electrodo o molde metalico, que es el que le dara la forma al material cuando sea
sellado. En la solicitud original no se hablaba de la seleccién del electrodo sino
directamente de la efaboracion del signo seleccionado de letras, numeros, etc... , ya
que se asumiod que era obvio el medio por el cual se obtendria la forma en el material
seleccionado. En el punto 2.p- del memorial anterior (Oficio No 1037) se reconoce
que la mencién del electrodo en la reivindicacion independiente aportaba mayor
claridad, por lo que fue incluido seg(n lo sugerido por el Examinador...”

En primer lugar es de aclarar que en el oficio 1037 el examinador no sugiere nada de
lo que menciona el memorialista sino que deja constancia de una inconsistencia: se
menciona por primera vez un electrodo en una reivindicacion independiente. Siuno
de los pasos caracteristicos de un método es la seleccion de un electrodo, seleccién
que en la primera divulgacion no se mencionaba, esto es un claro caso de ampliacién
de Ia proteccion solicitada originalmente. Ademas, si la seleccion del electrodo es
parte constituyente del método, su inclusion no puede ser de ninguna manera con
fines aclaratorios. Frente a las solicitudes denegadas, ya se hizo suficiente claridad.

Continua el recurrente: “LLas Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capitulo reivindicatorio
modificado son equivalentes a la Reivindicacion 3 de cualquiera de las 3 divisionales
originales (es igual en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso simplemente se
han dividido el primer, el segundo y el cuarto punto de la Reivindicacion 3 original
(indicado en ésta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, Y 7) dependientes de las
3 anteriores (lo que seria equivalente a la dependencia entre la Reivindicacién 3 y la
2 en las solicitudes originales). Las Reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente
equivalentes a la 4 y 5 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es decir, éstas
son respectivamente iguales en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso se ha
hecho practicamente una trascripcién, junto con algtin cambio menor introducido con
el fin facilitar su interpretacion. Sin embargo, en el capitulo reivindicatorio modificado
que se adjunta a este memorial se ha modificado nuevamente la Reivindicacion 9
para hacerla dependiente de la 8, de manera analoga a lo que ocurre con la
dependencia entre la Reivindicacion 5 y la 4 en las solicitudes originales™. Al
respecto considera la Oficina que no es este el momento para discutir sobre el
contenido de las solicitudes “divisionales originales” ya que, como se dijo
anteriormente, dos de éstas se denegaron antes de solicitar la fusién, por lo que no
fue procedente aceptar dicha fusién. En este aparte del recurso el memorialista
explica como organizé su capitulo reivindicatorio con base en unas solicitudes que ya
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se habian denegado y que tenian materia diferente, como las de los electrodos, los
microprismas, sobre los grabados, la electroerosion, la inversion del molde y los
colores de la cinta reflectiva.

Con relacion al sefialamiento de que “es evidente que las razones por las cuales el
Examinador considera que las modificaciones presentadas amplian la materia
inicialmente divulgada carecen de fundamento; por lo tanto, antes de presentar este
tipo de afirmaciones sin un fundamento vélido que las sustente, solicito nuevamente
al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada
numeral) que desvirtien las aclaraciones presentadas a lo largo del puntos 1.a-, 1.b-
y 1.c- de Ia contestacion al Oficio anterior (Oficio No 9404)., se reitera lo dicho a lo
largo de esta respuesta en el sentido de que tales modificaciones implican una
ampliacion de la divulgacién inicial porque contienen materia no comprendida en la
solicitud original, ademas del hecho de buscarse conformar una solicitud con
fundamento en el contenido de solicitudes & las cuales se declaré la negacidn por
parte de esta Oficina. Es decir, las solicitudes denegadas comprenden elementos
caracteristicos no mencionados en la solicitud 01-108448, como ya se demostrd,
ademas del hecho de proponerse una fusién cuando no era legalmente aceptable por
versar sobre solicitudes respecto de las cuales habia culminado su tramite.

Una vez mas se recuerda que al solicitante se le comunicé de manera clara que
estaba introduciendo materia nueva a la solicitud en cuestion, que por no encontrarse
en la divulgacion inicial constituia una modificacion no valida, por lo tanto tuvo las
oportunidades previstas por la ley para aclarar cualquier duda y adecuar su solicitud
(ver Oficios Nos 1037 y 9409).

Por otra parte afirma el memorialista: “El Examinador nuevamente ha citado la
anterioridad No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la
contestacién al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel
inventivo, y concluir nuevamente que la Unica diferencia con la antericridad citada son
los detalles de temperatura y tiempo divuigados en la solicitud original. Sin embargo,
en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus
argumentos y concluir que un técnico medio en la materia habria derivado de manera
evidente el resultado de la presente invencién. EI Examinador ha manifestado
particularmente o siguiente: ..."

Con relacion a estas manifestaciones del recutrente resulta pertinente precisar que la
finalidad de las comunicaciones a que se refiere el articulo 45 de la Decisién 486 es
hacer claridad o precisién respecto de las objeciones formuladas sobre la
patentabilidad de la invencion en estudio a partir de lo divulgado por el solicitante en
la descripcion y reivindicaciones. En este caso, dado que no se atendié a las
objeciones formuladas, eliminando, por ejemplo, la materia nueva incluida en los
posteriores capitulos reivindicatorios y descripiivos, correspondia a la Oficina, como
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en efecto se hizo, producir un examen definitivo de la solicitud teniendo en cuenta la
divulgacion original.

Continba el memorialista: “Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el
Examinador estd comparando la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual
constituye un analisis fabricado para opacar los méritos de la presente invencién, ya
que dicha solicitud foriginal] fue modificada en su contenido al reconocer que no era
muy clara en cuanto a lo que se pretendia divulgar, y por lo tanto podia presentar
malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus
objeciones.. A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las
aclaraciones elaboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos
examenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Examinador insiste en
reafirmar su posicién sin presentar objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis
aclaraciones. Por lo tanto solicito de manera respetuosa al Despacho emitir un
analisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre
la solicitud original, en vez de insistir en comparar la anterioridad con la solicitud
original, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto
permite arrojar sin mayor esfuerzo resuitados desfavorables sobre la presente
invencion.” Al respecto se reitera lo dicho en el sentido que no era procedente
examinar la solicitud en cuestién con base en un texto al que se le habia incluido
materia nueva que excede las posibilidades de modificacién.

Una vez méas con relacion a la evaluacién del nivel inventivo que hace la Oficina
manifiesta el recurrente que dicho andlisis “no solo se basa en comparar la
anterioridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redaccién, sino que
ademas constituye simplemente una enumeracién de las similitudes entre 1a solicitud
original, con la anterioridad citada por el Examinador (D1). Afortunadamente, listar
las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una
invencion y catalogaria como obvia para una persona versada en la materia, pues si
fuese asi se estarian ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta
sobre lo conocido en el estado de la técnica. Como se menciond en la contestacién
al segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga
una solucion inexistente en el estado de la técnica, cuya combinacién particular de
elementos y procesamiento especifico no estaba sugerida de antemano. No fue
hasta que mi representado experimenté con diferentes combinaciones de
materiales, arquitecturas y parametros que logré proporcionar una solucién
efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los
que presentaba la anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara
en el punto 2.a- del primer examen (Oficio No 1037). Por lo tanto, al tener en
cuenta las ventajas proporcionadas por la presente invencién uno logra apreciar la
solucidn técnica significativa que no es evidente para una persona versada en la
materia, a partir de lo conocido en el estado de la técnica....”
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Al respecto vale la pena precisar que, contrario a lo manifestado por el recurrente, el
examen no se limitd solamente a una "enumeracion de las similitudes entre la
solicitud original, con la anterioridad citada por el examinador (D1)", porque como el
memorialista cita la Gnica diferencia entre el texto tomado en cuenta para el examen
y la anterioridad D1, es el "tiempo de exposicién a una temperatura determinada que
un tecnico en la materia habria derivado de manera evidente a partir de D1”. Como
se ha reiterado, ante la falta de una respuesta adecuada, la Oficina no tuvo otra
opcidn gque usar el texto original de la solicitud como base para el examen definitivo.
Ahora, vistas las similitudes entre D1 y dicho texto, se identificé una sola diferencia
que, para una persona normalmente versada en la materia, es obvia y se deriva de
manera evidente del estado de la técnica, en especial a partir de D1. Todas las
ventajas aducidas a posteriori no se tomaron en cuenta porque constituian una
ampliacién de la divulgacion hecha originalmente. E! memorialista se sorprende de
que el examinador haya tenido, durante el tramite de la solicitud, las mismas
objeciones cuando lo incorrecto e ilegal habria sido que presentara cada vez nuevas
objeciones. Es claro que en este caso se indicd con precisidn al solicitante el por qué
estaba ampliando, al modificar la solicitud, el objeto a patentar inicialmente divulgado,
lo que constituye una modificacion no aceptable (Art. 34 de la Decisién 486).

Nuevamente con respecto a la pretendida fusion de solicitudes anota el recurrente:
“la fusion de las solicitudes fue manifestada de manera explicita en la contestacion al
primer examen de fondo (Oficio No 1037), ("(H') segan lo permite el Articulo 37 de la
Decisién 4867, se han FUSIONADO en un solo documento las solicitudes No
01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450. Lo anterior debido a que no se justifica tener
tres solicitudes distintas que reclaman un Unico concepto inventivo. { ... )"). La
interpretacion equivoca por parte del Examinador en cuanto a la Fusion de las
solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3.5. de la
presente resolucion. Adicicnalmente, en la contestacion al segundo examen (Oficio
No 9404) se reconoce que el material de las solicitudes divisionales 01.108.446 y
01.108.450 no hacia parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual
las pequefias variaciones entre dichas solicitudes (e g., ver tabla en el punto 3.5. del
presente memorial). Lo anterior se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de
malentendidos, los cuales el Examinador insiste en traer al caso para fundamentar
sus objeciones y reafirmar su posicién.” Al respecto se considera que, contrario a lo
manifestado por el recurrente, la peticion de fusion de las solicitudes fue presentada
a esta Superintendencia cuando ya se habian denegado las solicitudes Nos
01.108.446 y 01.108.450, por no contestar a tiempo los reguerimientos. Con
referencia al material nuevo introducido a la solicitud, se reitera que no se trata
simplemente de “pequefias variaciones”, como expone ahora el recurrente, sino que
se trata de elementos caracteristicos no encontrados en la primera divuigacién, de
manera que constituyen una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial.
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Considera el recurrente que: “La mencién de la mejora en la nitidez fue presentada
en la contestacién al primer examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras
aportadas por la presente invencion (vér punto 2.a- del Oficio No 1037) ...” Estos
argumentos y consideraciones ya han sido contestados en el presente escrito. Silas
aclaraciones incluidas en la descripcion no hacen referencia al estado de la técnica
se asumen como ampliacion de la proteccion solicitada inicialmente.

Por otra parte anota que el examinador “evidencia nuevamente su interpretacion
equivoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del ‘clear por
material reflectivo no logra mejorar por si solo la nitidez en los bordes del simbolo, ya
que esta [nitidez] depende también del sellado realizado...” Tanto los materiales
‘clear’ como el PVC y los métodos de sellado, tal como fueron reivindicados en la
solicitud original, sin ampliacién de fa materia por proteger, ya se conocian en el
estado de la técnica.

Concluye el memorialista: (...) el Examinador parece no haberse tomado la tarea de
revisar la contestacién a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear
nuevamente la misma objecién. Mantengo mi posicion en que la afirmacion
presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo aclarado varias
veces a lo largo de las respuestas a los examenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio
No 2404), particularmente resaltado en el punto 3.6.b- del presente recurso, en el
cual se explicé de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son
irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habian sido removidos de la
solicitud modificada...” Sibien es cierto que los datos sobre tiempo y temperatura se
quitaron de la solicitud originai, el solicitante nunca allegé un nuevo texto que no
contuviera materia nueva para que no ampliara la proteccién solicitada inicialmente.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla merito para
revocar la decision impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 4915 del 26
de febrero de 2007, por medio de la cual se negé una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado del sefior Gustavo
Davila Camargo, y a la doctora Sandra Milena Rodriguez Sarmiento, en su calidad de
apoderada de la sociedad opositora Ct Industria Colombiana de Elementos de
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLueion-u 18071

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 01-108448 : :

Segquridad ind ustrial INVERNAL LTDA, o a quienes hagan sus veces, el contenido de
la presente resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra
ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE = ...
Dada en Bogota D.C., a los 2? JUN ZUGT

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. /
/]

—

Doctor

Carlos R. Olarte

Calle 100 N° 8 A-37, Piso 10, World Trade Center -Torre A-
Bogota D. C.

Doctora

Sandra Milena Rodriguez Sarmiento
Calle 94® N° 11 A-39, Of. 401
Bogota D. C.

Yo

202066
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